1(11)

Mal nr 15-072

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 21 juni 2016

Klagande

Porta Bauelemente & mehr GmbH & Co. KG
Linther Str. 1, 14822 Linthe, Tyskland
Ombud: Fredrik Liljegren

Awapatent AB, Box 45086, 104 30 Stockholm

SAKEN
Patent pa profilerat plastelement

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 17 mars 2015
att avsla patentansokan nr 1250201-9, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvarsratten avslar 6verklagandet.

EE
Postadress Besoksadress Telefon Fax Org.nr
Box 24160 Karlavigen 108 08-450 39 00 08-783 76 37 202100-3971

104 51 Stockholm



PATENTBESVARSRATTEN Milnr 15072 2 (11)

REDOGORELSE FOR SAKEN OCH FRAMSTALLDA YRKANDEN
M.M.

Sedan Porta Bauelemente & mehr Gmbh & Co. KG (Porta Bauelemente)
ansokt om patent pa "Profiled plastic element”, 1 svensk 6versattning
“Profilerat plastelement”, avslog PRV genom det 6verklagade beslutet
patentansokan. Som skal for beslutet anférde PRV att uppfinningen saknar
uppfinningshdéjd i forhallande till kdnd teknik. PRV hanvisade i beslutet till
teknik kdnd genom US 20110011006 A1 (D1), FR 2307114 A1 (D4) och EP
0828052 A2 (D5) samt till fackmannens allménna kunskaper.

Uppfinningen

Av patentansokans beskrivning framgar bl.a. féljande vad avser uppfin-
ningens tekniska omrade, bakgrundsteknik och &ndamal.

Uppfinningen avser ett profilerat plastelement, foretradesvis for anvand-
ning som en ramprofil och fonsterkarm eller annan glasinslutning samt
for fonsterbagar eller liknande innefattande ett flertal kamrar.

Fonsterkarmar eller ramprofiler, vilka sammansétts genom gerning for
att forma fyrsidiga karmar eller fonsterramar ar konstruerade med inne-
slutna kammare 1 syfte att erhalla stabilitet och isolering, det vill sdga
profilernas tvarsnitt 4r uppdelat med hjélp av flera innerviaggar sa att
det bildas ett flertal kamrar. Dessa kamrar dr huvudsakligen fyllda med
luft for att darigenom undvika onédiga komplikationer vid tillverkningen
av profilerna genom extrudering. I syfte att forbattra styrkan i omradet
for en eller flera glaspaneler (tva eller tre laminerade glaspaneler)
integreras en forstarkning eller forstyvning i en av de storre kamrarna av
det profilerade elementet eller profilerade karmen 1 omradet fér panelen
sa att fonsterkarmstabiliteten sdkerstalls.

Utéver detta ar det kdnt att delvis anvéanda forstyvningsprofiler av
polyuretan for att forbattra de isolerande egenskaperna hos profilerade
plastelement for fonsterprofiler (karmar och fonsterramar) da den direkta
skumningen av fonsterprofilkammare innebéar tekniska problem. Att in-
fora en polyuretanskumkérna i nagra kamrar 1 det profilerade elementet
vid tillverkning av fonster eller dérrkarmar ger upphov till svarigheter
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vid tillverkning av element med storre dimensioner samt resulterar i

otillfredstallande varmedverforingsvarden.

Syftet med uppfinningen ar saledes att tillhandahalla ett profilerat
plastelement vilket ar latt samt, vad det géller varmeoverforingsvarden,
uppfyller kraven for passiva hus och pa samma gang dven uppvisar hog
styvhet samt hog kapacitet att bira mekaniska laster. Uppfinningens
syfte ar dven att tillhandahalla en korresponderande karm (fonsterkarm)
och en fonsterram samt en kombination av dessa for att bilda ett fullstan-
digt fonstersystem.

Yrkanden

Porta Bauelemente har 1 Patentbesvirsratten 1 forsta hand vidhallit
patentansokan med oférdndrade patentkrav. I andra hand har bolaget
vidhallit patentansékan med patentkrav som inkom den 8 juli 2015.

De sjalvstiandiga patentkraven 1, 7, 9 och 10 enligt férstahandsyrkandet
har foljande lydelser.

1. Ett profilerat plastelement, foretradesvis for karmar eller annan
glasinslutningsbéarare eller fonsterramar, innefattande ett flertal
kamrar (7, 11) och dér det 1 atminstone en av kamrarna (7a, 13) vars
volym ar storre dn de andra dr anordnat ett forstyningselement (9, 12)
vilket ar omslutet av skummaterial (8), kinntetecknat av att namnda
profilerade plastelement (1) innefattar en yttre virmeabsorberande eller
vamrereflekterande yta eller beldggning samt atminstone en utat anord-
nad forkammare (7b, 11b) vilken inte ar fylld, eller delvis fylld, med
skum och vars 6vre del dr odelad medan den nedre ar indelad 1 mindre
utrymmen (7¢, 7d) och varvid skumningsgraden i forkammaren samt de
mindre utrymmena samt de skummade kamrarnas och utrymmenas
position justeras for att anpassa viarmeoverforingsprofilen utifran
varmeinstromningen vilken kontrolleras av det profilerade plastele-
mentets (1) yttre viarmeabsorberande eller vamrereflekterande yta eller
beldggning.
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7. En karm innefattande ett profilelement enligt &tminstone ett av de
foregaende kraven 1 till 6.

9. En fonsterram innefattande ett profilelement enligt atminstone ett av
de foregaende kraven 1 till 8.

10. En kombination av karm och fonsterram enligt krav 6 eller 7 och
krav 9.

Motsvarande sjalvstiandiga patentkrav 1, 5, 7 och 8 enligt andrahands-
yrkandet framgar av bilaga 2.

Grunder

Porta Bauelemente har till grund for sin talan, vad géller bade forsta- och
andrahandsyrkandet, anfort att uppfinningen ar ny och har uppfinnings-
h6jd samt att patentkrav 1, till f61jd av de dndringar som gjorts, inne-
héaller bestdmda uppgifter och har stéd 1 grundhandlingarna.

Utveckling av talan
Porta Bauelemente har utvecklat sin talan i huvudsak enligt f6ljande.

Fortydligande angdende vissa sdrdrag som forekommer i patentkrav 1
enligt saudl forsta- som andrahandsyrkandet

I patentkrav 1 anges att skumningsgraden i den utat anordnade for-
kammaren samt de mindre utrymmena 1 uppfinningen anpassas och
justeras till den aktuella yttre beldggningen. Det ar inte fraga om en
allmén 6kning eller minskning av profilelementets varmeisolerande
forméaga, utan om en specifik anpassning av utformningen av de utat
anordnade kamrarna till virmeinstromningen 1 dessa kamrar fran
panelens yttre yta. Foljaktligen kan enligt uppfinningen exempelvis en
eller flera luftfyllda férkammare anordnas i det fall da panelen till-
handahélls med varmeabsorbering eller virmeabsorberande beldggning,
exempelvis da panelen ar belagd med en reflektionsdampande (exempel-
vis morkare) farg och ett jamnt utflode av stralningsvarme fran profilele-
mentet och den yttre ytan ar énskvéard 1 syfte att undvika en ansamling
av varme 1 profilelementet néra dess yttre yta. Analogt kan en eller flera
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skumfyllda forkammare anordnas 1 det motsatta fallet da profilelement
har en ljus beldggning eller malning, det vill sdga en relativt starkt
varmereflekterande yta eller belaggning, och risken fér innesluten eller
ansamlad viarme néra profilelementets yta ar betydligt mindre.

Bestamd uppgift

Sardragen "att skumningsgraden i forkammaren och de mindre ut-
rymmena samt de skummade kamrarnas och utrymmenas position
justeras for att anpassa varmeoverforingsprofilen utifran varmeinstréom-
ningen, vilken paverkas av det profilerade plastelementets yttre virme-
absorberande eller varmereflekterande yta eller belaggning” anses enligt
det 6verklagade beslutet ha viss karaktar av metodsardrag.

Porta Bauelemente anser att ovan ndmnda sérdrag, som férekommer i
bade forsta- och andrahandsyrkandets patentkrav 1, pa ett klart och
tydligt séatt beskriver profilelementets utformning. For fullstdndighetens
skull noteras dven att det inte 1 sig &r nédvandigt att varje tekniskt sér-
drag uttrycks genom en strukturell begransning, utan att dven funktio-
nella sdrdrag kan inga i patentkrav.

Motsvarighet i grundhandlingarna

Patentkrav 1 enligt férstahandsyrkandet har inriktats mot de utférings-
former som beskrivs 1 patentansékan fran och med sidan 7, rad 16 och

som visas 1 figur 4 och 5.

Patentkravets sdrdrag "vilka ar fullstdndigt skummade med ett skum-
material (8)" har tagits bort 1 syfte att gora patentkravet 1 tydligare.
Sardraget ar inte vasentligt eller 1 linje med uppfinningstanken for de
utféringsformer som beskrivs 1 ansokan fran och med sidan 7, rad 16 och

som visas 1 figur 4 och 5.

Sardraget "att forstyvningselementet 4r anordnat i den stérsta kamma-
ren och omslutet av skummaterial" har stéd 1 de osjalvstédndiga patent-
kraven 3 och 51 den ursprungligen inlimnade uppséattningen patentkrav
samt 1 figur 4 och 5.
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Sardraget "ndmnda profilerade plastelement (1) innefattar en yttre
varmeabsorberande eller virmereflekterande yta eller beldggning" har
stod 1 beskrivningen fran sidan 7, rad 16 till sidan 8, rad 20 dar de olika

alternativen beskrivs ingaende.

Sardragen "och varvid skumningsgraden i forkammaren samt de mindre
utrymmena, samt de skummade kamrarnas position justeras for att an-
passa viarmeoverforingsprofilen utifran varmeinstromningen vilken
kontrolleras av det profilerade plastelementets (1) yttre varmeabsor-
berande eller virmereflekterande yta eller beldggning" har stéd 1 beskriv-
ningen fran sidan 7, rad 16 till sidan 8, rad 29 och séarskilt 1 det sista
stycket pa sidan 8 som sammanfattar uppfinningstanken.

Patentkrav 1 enligt forstahandsyrkandet har darmed visats ligga 1 linje
med den ursprungliga uppfinningstanken, som den framgick av ansékan

pa ingivningsdagen.

I patentkrav 1 enligt andrahandsyrkandet har féljande dndringar gjorts 1
forhallande till patentkrav 1 enligt forstahandsyrkandet. Sardraget "en
utat anordnad forkammare (7b, 11b) vilken inte ar fylld, eller delvis fylld,
med polyuretanskum med en densitet som uppgar till mellan 30 kg/m3

och 40 kg/m3" har lagts till. Sardraget har stéd 1 det osjalvstandiga
patentkravet 3 samt i beskrivningen pa sidan 5, rad 22-24. Aven sér-
draget, "varvid atminstone 75% av profilelementets kamrar (7, 11) ar
skummade med ett polyuretanskum med ett A-varde som uppgar till
mellan 0,021 och 0,031" har lagts till. Sardraget har stod 1 det osjalvstan-
diga patentkravet 2 samt 1 beskrivningen pa sidan 5, rad 26-28.

De dndringar som gjorts ligger i linje med den ursprungliga uppfinnings-

tanken som beskrivs 1 ansokan.
Nyhet och uppfinningshdjd - forstahandsyrkandet

D1 avser en metod for tillverkning av fonster eller dérrkarmar av ihaliga
profiler som fylls med isolerande material. D1 beskriver dock inte hur
profilernas varmedéverféringsprofil kan anpassas genom variation av pro-

filernas fyllningsgrad.
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D4 visar ett profilelement med mork yttre beldggning i form av en sepa-
rat aluminiumprofil samt luftfyllda kammare for att undvika hoga tem-
peraturer 1 profilelementet. Inte pa nagot stalle 1 D4 beskrivs att pro-

filernas varmedverforingsprofil anpassas genom variation av profilernas

fyllningsgrad och placering.

D5 beskriver ett profilelement déar 6verféringen av virme/kyla kan mini-
meras genom en mer finférdelad struktur med luftfyllda kammare. Inget
namns dock 1 D5 om anpassning genom variation av profilens fyllnings-
grad.

Profilelementet enligt forstahandsyrkandets patentkrav 1 ar saledes nytt
1 forhallande till det som visas och beskrivs 1 D1, D4 respektive D5.

D1 far anses beskriva den narmast kéinda tekniken da dokumentet visar
och beskriver en metod for tillverkning av fonster eller dérrkarmar av
1thaliga profiler som fylls med isolerande material och férstyvningar med
strukturella likheter med profilelementet enligt patentkrav 1.

Uppfinningen enligt patentkravet 1 skiljer sig fran det som visas och
beskrivs 1 D1 genom att "profilelementet har en yttre reflekterande eller
absorberande beldggning" och "varvid skumningsgraden i1 forkammaren
samt de mindre utrymmena samt de skummade kamrarnas position
justeras for att anpassa varmeoverforingsprofilen utifran varmeinstréom-
ningen vilken kontrolleras av det profilerade plastelementets (1) yttre
varmeabsorberande eller virmereflekterande yta eller beldggning".

Fackmannen inom teknikomradet skulle inte fa nagon vagledning i D1 da
varken det objektiva tekniska problemet eller en teknisk utformning
overensstimmande med den som definieras 1 patentkrav 1 beskrivs, det
vill séga att genom anpassning av skumningsgraden i férkammaren eller
de mindre utrymmena samt de skummade kamrarnas eller utrymmenas
placering anpassa profilen utifran den aktuella yttre beldggningen.
Visserligen visar D1, utéver ovanstdende, en skummad kammare men
enbart en skummad kammare anordnad 1 profilens mitt. I profilen enligt
uppfinningen justeras skumningsgraden i en eller flera utat anordnade
forkammare for att anpassa profilen till virmeinstromningen fran/till

elementets yttre yta eller beldggning. Fackmannen skulle ddrmed inte pa
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nagot satt ledas i riktning att justera skumningsgraden 1 profilelementets

forkammare.

Profilelementet enligt patentkrav 1 uppvisar saledes uppfinningshdojd
relativt tekniken enligt D1.

Fackmannen skulle inte heller fa nagon véigledning i dokument D4 da D4
endast visar och beskriver ett profilelement med mork yttre beldggning
samt luftfyllda kammare for att undvika héga temperaturer i profilele-
mentet. Inget ndmns om l6sningar pa det objektiva problemet som defi-
nierats ovan eller 16sningar innefattande varierande skumningsgrad av
profilelementets kamrar. Vidare behandlar D4 en fonsterram déar en
plastram forses med en yttre aluminiumprofil och dar ett mellanrum pa
sa sitt skapas mellan plastramen och aluminiumprofilen. Fackmannen
som utgar fran D1 skulle darfor ledas i riktningen att anbringa alumi-
niumprofiler pa ramen for att 16sa det objektiva problemet. Med andra
ord visar D4 pa en alternativ 16sning pa en del av det tekniska problemet,
namligen att anordna olikfargade yttre profiler pa fonsterramen pa olika
satt for att astadkomma en luftspalt mellan profilen och fonsterramen

och pa sa satt att anpassa fonsterramen.

Profilelementet enligt patentkrav 1 uppvisar saledes uppfinningshdojd
relativt kombinationen av D1 och D4.

Fackmannen skulle heller inte fa nagon véagledning i dokument D5. I D5
beskrivs ett profilelement dar flera luftfyllda kammare hindrar viarme-
overforing 1 profilelementet. Inget nimns om l6sningar pa det objektiva
problemet som definierats ovan eller I6sningar innefattande varierande
skumningsgrad av profilelementets kamrar. Vidare noteras att D5 be-
skriver avdelning av en luftfylld kammare till ett flertal delkamrar
medelst en spéarrfolie 1 syfte att uppna en férbattrad isolering. Fran D5
lar fackmannen alltsa att en lamplig atgéard for att forbattra isolering i en
fonsterram ar att infora ett antal luftfyllda kamrar. Med andra ord leds
fackmannen som vill anpassa en fonsterram till dess ytbehandling 1 rikt-
ningen mot att variera antalet kamrar. Inte pa nagot satt beskrivs att

skumningsgraden skulle kunna varieras.
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Profilelementet enligt patentkrav 1 uppvisar saledes uppfinningshdojd
aven relativt kombinationen av D1 och D5.

Nyhet och uppfinningshojd - andrahandsyrkandet

I patentkrav 1 enligt andrahandsyrkandet tydliggors profilelementets
funktion och sérskilda lamplighet fér exempelvis passiva hus. Detta da
ett polyuretanskum med egenskaper enligt detta patentkrav ar ett poly-
uretanskum med lag densitet och sarskilt hogt motstand mot varmeéver-
foring, dar polyuretanskummets sarskilt hoga A-varde mdojliggor 6verens-
stimmelse med passivhuskraven, eller kraven for lag-energihus, med en
varmeoverforingskoefficient Uw < 0.8. Uppfinningen tillhandahaller dér-
med ett profilelement som har lag vikt, uppvisar hog mekanisk styrka
samt utéver det dven uppvisar hog mekanisk stabilitet. Tillsammans med
polyuretanskummets laga densitet och sarskilt hoga motstand mot
varmeoverforing kan darigenom ett fonstersystem med goda varmeisole-

ringsegenskaper som uppfyller kraven for passiva hus tillhandahallas.

Inget av de anférda dokumenten visar ett profilelement innefattande ett
polyuretanskum med egenskaper enligt andrahandsyrkandets patent-
krav 1.

Profilelementet enligt andrahandsyrkandets patentkrav 1 ar saledes nytt
samt uppvisar uppfinningshojd 1 forhallande till det som visas och be-

skrivs 1 de anférda skrifterna.

DOMSKAL

Patentkrav 1 enligt forstahandsyrkandet

Av 8 § patentlagen foljer att patentkrav ska innehalla bestdmda upp-
gifter om vad som s6ks skyddat. Vidare ska patentkrav utan hansyn till
eventuella mot ritning svarande hanvisningsbeteckningar klart ange vad

som soks skyddat.

Patentkrav 1 enligt forstahandsyrkandet avser ett profilerat plastele-
ment och dr saledes ett s.k. anordningskrav. Ett sadant patentkrav ska i
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normalfallet utformas sa att anordningen, sa som den skulle framtrada i
framstéallt skick, karakteriseras genom uppgifter om dess sammansétt-
ning eller konstruktiva detaljutformning, varvid den ndrmare karakteri-
seringen kan ske genom angivande av detaljernas funktion (se NU 1963:6
sid. 187). For att en sddan funktionell bestimning ska vara tillaten, och
definitionen av uppfinningen anses vara tydlig, kriavs bl.a. att fack-
mannen med hjalp av sina allmédnna kunskaper och vad som anges om
uppfinningen 1 patentansékan utan svarighet forstar hur funktionen kan
uppnas (fr t.ex. T 720/92, punkt 3.1.3 (v) och T 68/85, punkt 8.4.3 fran
Europeiska patentverkets besviarskamrar samt Patentbesvarsriattens
avgorande 1 mal nr 12-062).

I patentkrav 1 anges, hdnvisningsbeteckningar obeaktade, att anord-
ningen innefattar "atminstone en utat anordnad forkammare vilken inte
ar fylld, eller delvis fylld, med skum och vars 6vre del dr odelad medan
den nedre ar indelad i mindre utrymmen”. Patentkravet innehaller dven
en andra bestdmning: "varvid skumningsgraden i forkammaren samt de
mindre utrymmena samt de skummade kamrarna och utrymmenas

position justeras for att...”.

Av den forst nimnda bestdmningen framgar saledes att de utrymmen
som forkammarens nedre del ar indelad 1 4r en del av forkammaren.
Eftersom dessa mindre utrymmen ar en del av forkammaren blir det
oklart vilka mindre utrymmen som avses i den andra bestdmningen, dar

det anges ”...forkammaren samt de mindre utrymmena...”.
y

Av patentansokans beskrivning inklusive ritningar framgéar inte annat
an att det patentsokta profilerade plastelementet i framstallt skick har
ett flertal kamrar bildade av fast anordnade vaggar. Mot denna bak-
grund, och med beaktande av fackmannens allmdnna kunskaper, ar det
oklart hur det profilerade plastelementet enligt patentkrav 1 ar avsett att
vara utformat for att, 1 enlighet med ndmnda andra bestdmning, "utrym-

menas position” ska kunna justeras.
p ]

Forstahandsyrkandets patentkrav 1 innehaller av ovanstaende skél inte
bestdmda uppgifter om vad som soks skyddat.
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Av 13 § patentlagen framgéar att en ansékan om patent inte far dndras sa
att patent s6ks pa nagot som inte framgick av patentansékan pa ingiv-

ningsdagen.

I patentansékan saknas pa ingivningsdagen stod for ett utférande hos det
profilerade plastelementet som i framstéllt skick méjliggor att "utrym-
menas position justeras”. Denna del av den ovan ndmnda andra bestam-
ningen i1 patentkrav 1 innebar en dndring av ansékan som &r 1 strid med

13 § patentlagen.
Patentkrav 1 enligt andrahandsyrkandet

Patentkrav 1 enligt andrahandsyrkandet innehaller utéver ett par tillagg
samma bestdmningar som férekommer 1 patentkrav 1 enligt forstahands-
yrkandet. Vad galler fragorna om patentkrav 1 enligt andrahandsyrkan-
det innehaller bestamda uppgifter och om ansékan dndrats i strid med

13 § patentlagen gor Patentbesvarsratten samma bedémning som for
forstahandsyrkandet.

Redan pa grund av det anférda kan 6verklagandet inte bifallas.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 3 (Formuldr A)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Stefan Svahn, ordférande, och
Anders Brinkman, referent, samt adjungerande ledamoten Felisa
Krzyzanski. Enhalligt.
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Patentkrav 2015-07-02

1. Ett profilerat plastelement, foretradesvis fér karmar eller annan
glasinslutningsbarare eller fénsterramar, innefattande ett flertal kamrar (7,
11) och dar det i &tminstone en av kamrarna (7a, 13) vars volym &r stérre an
de andra &r anordnat ett forstyvningselement (9, 12) vilket &r omslutet av
skummaterial (8), kdnnetecknat av att namnda profilerade plastelement (1)
innefattar en yttre varmeabsorberande eller varmeflekterande yta eller
beldggning samt atminstone en utat anordnad forkammare (7b, 11b) vilken
inte &r fylid, eller delvis fylld, med polyuretanskum med en densitet som
uppgar till mellan 30 kg/m? och 40 kg/m® och vars évre del &r odelad medan
den nedre ar indelad i mindre utrymmen (7c, 7d), och varvid
skumningsgraden i férkammaren samt de mindre utrymmena samt de
skummade kamrarna och utrymmenas position justeras fér att anpassa
varmeoverféringsprofilen utifran varmeinstrémningen vilken kontrolleras av
det profilerade plastelementets (1) yttre varmeabsorberande eller
varmereflekterande yta eller beldggning, varvid &tminstone 75% av
profilelementets kamrar (7, 11) &r skummade med ett polyuretanskum med

ett A-vérde som uppgar till mellan 0,021 och 0,031.

2. Profilelementet enligt krav 1, kinnetecknat av att forstyvningselementet i
namnda kammare (7a, 13) &r omslutet av namnda skummade material,

féretradesvis av ndmnda polyuretanskum (8).

3. Profilelementet enligt atminstone ett av féregadende krav 1 eller 2,
kannetecknat av att forstyvningselementet (9, 12) ar en profil, foretradesvis
en huvudsakligen C-formad profil eller ladprofil tillverkad av stal, av GFK
(glasfiberforstarkt plast) eller liknande.

4. Profilelementet enligt &tminstone ett av féregaende krav 1 till 3,
kdnnetecknat av att i kombination med atminstone en, foretradesvis ett
flertal, glaspaneler (2) ar kammaren (7a, 13) anordnad med
forstyvningselementet (9, 12) huvudsakligen i en vertikal férlangning av

namnda glaspaneler (2).



. En karm innefattande ett profilelement enligt &tminstone ett av de

féregaende kraven 1 till 4.
. Karmen enligt krav 5 innefattande en glasfixeringslist (4) tillverkad av ett
plastmaterial och skummad med ett skummande material, féretradesvis

polyuretanskum.

. En fénsterram innefattande ett profilelement enligt atminstone ett av de

foéregaende kraven 1 till 4.

. En kombination av karm och fénsterram enligt krav 4 eller 5 och krav 7.
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